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表現における商標のフェア・ユース
アメリカの最近の事例から
家 本 真 実
Ⅰ. はじめに
Ⅱ. 商標権侵害の訴訟原因
1. 混同のおそれ (likelihood of confusion)
2. 希釈化 (dilution)
Ⅲ. 表現に関係するフェア・ユース法理の発展
1. 古典的 (classic)／記述的 (descriptive) フェア・ユース
2. 表現の自由とのバランス調整ツール
① 代替手段 (alternative avenues) テスト








② ロジャーズ・テストの 1 点目について
③ ロジャーズ・テストの 2 点目について





(a) ロジャーズ・テストの 1 点目について
(b) ロジャーズ・テストの 2 点目について
Ⅰ. はじめに
商標は, 物やサービスの出所を表示, 識別するために使用される。アメ












たとえば, ペンシルヴァニア大学ロースクール (University of Pennsylva-
nia Law School) の学生団体であるペンシルヴァニア知的財産グループ
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② ロジャーズ・テストの 1 点目について
③ ロジャーズ・テストの 2 点目について
4. 検討
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(１) See Likelihood of Confusion Regarding PIPG’s Poster and the Louis Vuitton
Mark, Penn Intellectual Property Group (March 13, 2012), http://www.pennip.
org/blog /2012 /03 /14 / likelihood-of-confusion-regarding-pipgs-poster-and-the-
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(３) See id.








1. 混同のおそれ (likelihood of confusion)
ランハム法は, 上述の通り, 出所を特定する商標を保護するものである。
したがって, 原告 (商標権者) と被告との関係や, 原告および被告それぞ
れの製品について「混同を引き起こし, 誤解 (mistake) を引き起こし,
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(５) アメリカの商標のフェア・ユースに言及する日本語文献として, 大林
啓吾「表現概念の視座転換―表現借用観からみる表現の自由と商標保護の
調整―」帝京法学26巻 1 号163頁以下 (2009年), ジョン・マクダーモット
(鈴木信也訳) ｢米国商標のフェアユースの法理 (その 1 ) (その 2・完)」
知財管理60巻 5 号799頁以下, 60巻 6 号977頁以下 (2010年), 小島立「商
標法におけるフェアユースについて」パテント65巻13号195頁以下 (2012
年), 平澤卓人「表現規制としての標識法とその憲法的統制 (2) (3)」知的
財産法政策学研究51号197頁以下, 52号185頁以下 (2018年)。
(６) 15 U. S. C. 1114(1), 1125(a) (2000).
(７) See Soweco, Inc. v. Shell Oil Co., 617 F. 2d 1178, 118586 (5th Cir.
1980).







示された 8 要素を基に, 各巡回区裁判所が判断基準を
決めている。Barton Beebe の調査によれば, これらの 8 要素のなかでも,
「商標の類似性 (the similarity of the marks), 商品の近似性 (the proximity
of the goods), 現実に混同が生じていることの証拠 (evidence of actual
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(９) See Barton Beebe, An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trade-
mark Infringement, 94 CAL. L. REV. 1581, 158384 (2006) (2000年から2004
年までの 5 年間に, 合衆国地方裁判所による331の事例について, 消費者
を混同させるおそれを判断するために使用されたテストについて調査し
ている｡); J. THOMAS MCCARTHY, 4 MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR
COMPETITION 24 : 2930 (5th ed. 2018) (13の巡回区合衆国控訴裁判所が,
混同のおそれを判断する基準として, 独自の要件を並べたリストを作り上
げてきたと指摘している｡).
(10) Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F. 2d 492 (1961).
(11) See Id. Beebe, supra note 9, at 1589.
(12) See Robert G. Bone, Notice Failure and Defenses in Trademark Law, 96 B.
U. L REV 1245, 1255 (2016).
希釈化の理論を取り入れるかたちで, 連邦商標希釈化法 (Federal Trade-




その後, 2006年に制定された連邦商標希釈化改正法 (Trademark Dilu-
tion Revision Act, “TDRA”) を経て, 現在のランハム法においては, 希釈










されることをいう。著名な商標とそれに類似した標章の 2 つが, 消費者
によって 1 つの標章と認識されることで, 消費者がその 1 つの標章によっ




ば, Tiffany & Co. v. Boston Club, Inc. 事件で
(17)
は, “Tiffany” および “Tiffany
論
説
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(13) See 4 MCCARTHY, supra note 9, 24 : 67.
(14) 15 U. S. C. 1125(c)(1). 希釈化の例外規定については後掲Ⅲ.4.「希
釈化の例外規定におけるフェア・ユース」参照。
(15) See 4 MCCARTHY, supra note 9, 24 : 89.
(16) Id.
(17) Tiffany & Co. v. Boston Club, Inc., 231 F. Supp. 836, 143 U. S. P. Q. 2 (D.
Mass. 1964).
& Co.” の商標を登録している, ニューヨークの高級宝飾店の Tiffany &
Co. 社が, ボストンでレストランとラウンジを経営する Boston Club 社
に対し, “Tiffany’s” という標章とトレードネームの使用の差止めを求め
たところ, Boston Club 社による “Tiffany’s” という名称の継続的使用が,
“Tiffany” および “Tiffany & Co.” の商標の評判を損ねることになること,
Boston Club 社の顧客にその商品やサービスに関する出所について混乱や




1996年連邦希釈化法の下で判決がおこなわれた, 2003年の Moseley v. V









であることにより連想 (association) させることで, 著名な商標の識別力
を弱めている」ことであるとされ, 連想させるおそれがあることを立証で
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(18) Id., 231 F. Supp. at 84245. 被告 Boston Club 社は, キャンペーンとし
て, 当時ボストンで上映されていた映画『ティファニーで朝食を』のチケッ
トを常連客に配布したり, 広告において店名の “Tiffany’s” に, Tiffany &
Co. 社が使用しているフォントによく似たものを使用したり, “Tiffany’s”
の “ i ” の文字のドット部分にダイヤモンドのような形をしたドットを使用
するなどしていた。See Id. at 842.

















いる (used fairly and in good faith) こと。
(21)
第 7 巡回区合衆国控訴裁判所は, この「古典的なフェア・ユース」と
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(20) 15 U. S. C. 1125(c)(2)(B).
(21) 15 U. S. C. 1115(b)(4).
(22) Sands, Taylor & Wood Co. v. Quaker Oats Co., 978 F. 2d 947 (7th Cir.
れるためには, ①商標として使用しておらず, ②記述的で, ③公正かつ善























第 7 巡回区合衆国控訴裁判所は, Ocean
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1992).
(23) Id. at 951.
(24) See 15 U. S. C. 1052(e)(1), (f) (2000). ランハム法の下, 記述的な
標章を登録するには, その標章がセカンダリ・ミーニングを獲得していな
ければならない旨, 規定している。
(25) Soweco, 617 F. 2d at 1185 (5th Cir. 1980).









古典的フェア・ユースにおける問題の 1 つに, 被告がフェア・ユース
を抗弁として主張する場合, フェア・ユースの抗弁以前に, 混同のおそれ
がないことについても被告が証明する必要があるかどうか, があった。お









この事例は, “micro colors” という言
葉を商標登録していた Lasting Impression I 社が, K. P. Permanent Make-
Up 社 (以下, KP) に対し, その製品やカタログで使用していた “micro
colors” という言葉の使用を止めるよう求める警告書 (C&D letter) を送
論
説
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(27) See KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impressions I, Inc., 328 F. 3d
1061, 1072 (9th Cir. 2003); Cairns v. Franklin Mint Co., 292 F. 3d 1139, 1151
(9th Cir. 2002); Lindy Pen Co. v. Bic Pen Corp., 725 F. 2d 1240, 1248 (9th
Cir. 1984). いずれも, 消費者が混同するおそれがあれば, フェア・ユー
スの抗弁を主張することができないと判断した。
(28) 543 U. S. 111 (2004). この判決について, 寒竹恭子「商標権侵害訴訟
における混同のおそれの立証責任とフェア・ユースの抗弁―合衆国最高裁
2004年12月 8 日判決 (KP パーマネント・メイクアップ事件) の評釈」知
財研フォーラム 64号 (2006) 50頁以下参照。
(29) KP Permanent, 543 U. S. at 124.
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(30) See William McGeveran, Rethinking Trademark Fair Use, 94 IOWA L.REV.
49, 101102 (2008).
(31) See Gordon v. Drape Creative, Inc., 909 F. 3d 257, 264 (2018).
2. 表現の自由とのバランス調整ツール
① 代替手段 (alternative avenues) テスト
商標権侵害に関する事例において, 表現の自由の問題が取り上げられた
のは, Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Inc. 事件で
(32)
あ
る。原告の Dallas Cowboys Cheerleaders は, NFL のプロのアメリカン・
フットボールのチームである Dallas Cowboys の試合でチアリーディング
をおこなう女性チアリーダーたちを雇用している。チアリーダーはテレビ
や広告に出演するほか, Dallas Cowboys Cheerleaders がライセンス契約
をしているチアリーダーのマグカップやＴシャツなどにもイメージが使用
されており, “Dallas Cowboys Cheerleaders” や “Dallas Cowgirls”, “Texas
Cowgirls” の商標が登録されていた。被告の Pussycat Cinema は, ニュー
ヨークに映画館を所有しており, 1978年11月に “Debbie Does Dallas” と
いうタイトルのポルノ映画を上映したが, その映画や新聞広告において,
“Dallas Cheerleader” や “Dallas Cowgirl”, “Texas Cowgirl” といった言葉




第 2 巡回区合衆国控訴裁判所は, この映画はパロディであり著作権法
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(32) 604 F.2d 200 (2d Cir. 1979).
法理も, 原告の商標の被告による侵害を保護しない。Pussycat Cinema の
映画には, かろうじてメッセージ性があるといえるかもしれないが, その
















② ロジャーズ・テスト (Rogers test)
Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Inc. 事件と同じく,
第 2 巡回区合衆国控訴裁判所により1989年に判決がおこなわれたのが,
Rogers v. Grimaldi 事件で
(38)
ある。伝説的ダンサーとして知られる Fred
Astaire とコンビを組んでミュージカル映画に出演した Ginger Rogers が,
イタリアの名監督 Federico Fellini が監督を務めた, 2 名のイタリア人ダ
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(33) Id. at 206 (citations omitted).
(34) Id. at 206 (citations omitted).
(35) Id. at 206 (citations omitted).
(36) Rogers v. Grimaldi, 875 F. 2d 994, 999 (2d Cir. 1989).
(37) See 6 MCCARTHY, supra note 9, 31 :144.
(38) 875 F. 2d 994 (2d Cir. 1989).
第 2 巡回区合衆国控訴裁判所は,「当裁判所は, ランハム法が芸術作品

















Rogers 事件判決から4か月後, 第2巡回区合衆国控訴裁判所には, ロジャー
ズ・テストを適用する好機が到来した。Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Double-
day Dell Publ’g Group, Inc. 事件は
(41)
, “Spy Magazine” という雑誌の編集者
たちが, 文学作品や試験対策の参考書を発行している Cliffs Notes 社製品
のパロディとして, 商標登録されている黄色と黒の表紙をまねて, 表紙の
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(39) Id. at 999.
(40) Id.
(41) 886 F. 2d 490 (2d Cir. 1989).













用されている場合にも適用されている。たとえば, 第 9 巡回区合衆国控
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(42) Id. at 495.




(44) 547 F. 3d 1095 (9th Cir. 2008).
(45) 第 9 巡回区合衆国控訴裁判所においてロジャーズ・テストを適用して





することに加えて, ロジャーズ・テストの 2 点のうち少なくともいずれ





New Kids on the Block v. News Am. Publ’g, Inc. 事件
(46)
(以下, New Kids 事
件) では,「古典的フェア・ユース」とは区別された「指名的フェア・ユー
ス」と呼ばれるテストが生み出された。この事例では, 日刊の全国紙であ
る USA Today を発行する新聞社 (以下, USA Today) および週刊のタブ
ロイド紙である Star を発行する新聞社 (以下, Star) の 2 社が, 読者向
けに10代の 5 人組人気ポップグループである The New Kids on the Block
(以下, New Kids) のメンバーの電話人気投票を開催するにあたって, グ
ループの名称とメンバーの写真を無断で使用したことに対し, New Kids
が商標権侵害を主張して訴えを起こした。
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(46) New Kids on the Block v. News Am. Publ’g, Inc., 971 F. 2d 302 (9th Cir.
1992).










く原告の製品の説明のためであるなら, 当裁判所は, 商業的使用 (com-




るための 3 つの要件を, 以下のように示した。
1 点目は問題の製品またはサービスが, 商標を使用することなく
容易に特定できないこと, 2 点目に, その製品やサービスを特定す
るのに合理的に必要な範囲でその商標が使用されていること, そして
3 点目に, 商標の使用者は, 商標と併せて, 商標の保持者が出資また
は承認していると示唆してはならないこと。
(50)
この 3 要件を本件に適用すれば, New Kids の商標を使用しなければ人
気投票を呼びかけることができないことから 1 点目の要件を満たしてお
り, 読者に投票を呼びかけるために必要なだけの商標を使用しているにす
ぎないことから 2 点目の要件も満たしており, またグループが人気投票
に出資しているといった記述もおこなっていないことから 3 点目の要件
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原告が, 混同のおそれを主張することなく第 9 巡回区合衆国控訴裁判所
で勝訴するためには, 原告の商標について, 被告がその表現において使用
する必要がないこと, 必要な範囲を超えて使用していること, 原告が出資
または承認していることを示唆していること, の 3 点を立証できればよ
いということになったのである。
(52)
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(51) Id. at 30809.
(52) See McGeveran, supra note 30, at 9192 (2008).
(53) See id. at 8889 (2008) (第 3 , 第 5 巡回区合衆国控訴裁判所および
いくつかの地方裁判所では指名的フェア・ユースが多様なかたちで採用さ
れ, 第 4 , 第 6 巡回区合衆国控訴裁判所では採用しない旨を表明している
事例があることを指摘している｡). 第 9 巡回区合衆国控訴裁判所と同じ地
区にあるカリフォルニア州南部地区合衆国地方裁判所において, パロディ
の事例に指名的フェア・ユースを適用した事例として,後掲本文Ⅳ.2. ｢Dr.
Seuss Enterprises, L. P. v. ComicMix LLC 事件」の前におこなわれた ｢ 2 番
目の決定」(Dr. Seuss Enterprises, L. P. v. ComicMix LLC, 300 F. Supp. 3d
1073 (S. D. Cal. 2017)) 参照。
(54) See McGeveran, supra note 30, at 8897 (2008).
4. 希釈化の例外規定におけるフェア・ユース
1996年になって, ランハム法を改正する連邦希釈化法 (Federal Trade-










2002年の Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc. 事件に
(57)
おいて, 第 9 巡回区合衆









さらに, 2006年には連邦商標希釈化改正法 (Trademark Dilution Revi-
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(55) 15 U. S. C. 1125(c) (2000).
(56) 15 U. S. C. 1125(c)(4) (2000).
(57) 296 F. 3d 894 (9th Cir. 2002).
(58) Id. at 90507.
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1. Twentieth Century Fox Television v. Empire Distribution, Inc. 事件
(61)
(1) 事実の概要
原告の Empire Distribution は2010年に設立された, ヒップホップやラッ
プ, R&B といったジャンルの音楽を扱い, これらのジャンルで人気のあ
る歌手を抱える, 著名なレコード会社である。被告の Twentieth Century
Fox Television and Fox Broadcasting Company (以下, Fox) は, 2015年






Empire Distribution は Fox に対して, 自身の商標 “Empire” を使用しな
いよう要求する手紙を送った。Fox が訴訟を提起し,「テレビ番組の “Em-
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(61) 875 F. 3d 1192 (9th Cir. 2017).
(62) Empire, 875 F. 3d at 1195.
Fox がサマリー・ジャッジメントを求める申立てをおこない, 地方裁判所












対して, バランスを計るべきものであること, そして(2)消費者は, 表現
をともなう作品において他人の商標が使用されている場合に, その商標の










次に第 9 巡回区合衆国控訴裁判所は, ロジャーズ・テストを Empire
論
説
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(63) Id.
(64) Id. (citing Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc., 296 F. 3d 894, 900 (9th Cir.
2002)).
(65) Id. (citing Rogers, 875 F.2d at 9971000 ; Mattel, 296 F.3d at 900,902).
(66) Id. (quoting Rogers, 875 F. 2d at 999).
Distribution の商標に対して適用すべきかどうかにつき判断した。Empire
Distribution は, Rogers 事件で示された限定的な解釈は,「他のタイトル
と混同するほど類似の, 誤認させるようなタイトルには適用されないであ
ろう」と指摘する Rogers 事件判決の脚注( 5 )を理由として, 本件には適
用されないと主張した。
(67)
第 9 巡回区合衆国控訴裁判所は, 当該脚注はあ













② ロジャーズ・テストの 1 点目について
第 9 巡回区合衆国控訴裁判所は, Fox が, 一般的な英語の言葉である
“Empire” を, 芸術的に関連性のある理由, つまり当該番組は, “the Em-
pire State” という別名をもつニューヨークが舞台であること, またその
テーマは音楽とエンターテインメントを扱う複合企業である “Empire En-
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(67) Id. at 1197.
(68) Id. (citing Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publ’g Grp., Inc.,
886 F. 2d 490 (2d Cir. 1989)).
(69) Id. (alternation in original) (quoting Brown v. Elec. Arts, Inc., 724 F. 3d








を使用するにあたって, その使用方法には何ら要件はない, つまり, 本件
で “Empire” という言葉は Empire Distribution に言及している必要はな
い, とした。
(72)
したがって, ロジャーズ・テストの 1 点目は満たされてい
ると判断した。
(73)
③ ロジャーズ・テストの 2 点目について
また, 第 9 巡回区合衆国控訴裁判所は, ロジャーズ・テストの 2 点目








2. Dr. Seuss Enterprises, L. P. v. ComicMix LLC 事件
(76)
(1) 事実の概要
原告の Dr. Seuss Enterprises 社 (以下, DSE) は, 故人である Theodor
論
説
法と政治 70 巻 1 号 (2019 年 5 月) 373(373)




(74) Id. at 1199.
(75) Id.
(76) 16-CV-2779-JLS (BGS), 2018 WL 2306733 (S. D. Cal. 2018).
S.Geisel による “Dr. Seuss”作品の著作権および商標権の譲受人であり,
現在の権利者である。被告の ComicMix 社ら (以下, ComicMix) は, Gei-
sel のベストセラー書籍である “Oh, the Places You’ll Go !” (以下, “Go!”)
を基に, CBS Studios が権利を有する SF テレビドラマ “Star Trek” など
の要素を盛り込んで,パロディ版である “Oh, the Places You’ll Boldly Go!”
(以下, “Boldly”)を制作し, Kickstarter というクラウドファンディングの
ウェブサイトで印刷及び販売の費用を募った。DSE は, “Boldly” が,
“Go!” およびその他の書籍 4 点から主要な要素を不正に流用したと主張






はパロディ作品であり, CBS Studios または DSE とは関係がなく, 承認
も得ていません｡」 という文言と,「1976年著作権法107 による免責。
批判, 批評, ニュース報道, 教育, 奨学金, 教育, 研究, およびパロディ
の目的であれば『フェア・ユース』として許可されます｡」という文言が
掲載されていた。
DSE は, ComicMix に対して, Dr. Seuss 作品に関する独占的権利を有
していることを主張する手紙を 2 通, 10日間隔で送付した。最初の手紙
に対して ComicMix から返信がなかったため, DSE は Kickstarter に対し
てコンテンツの削除通知書を, ComicMixには 2 通目の手紙を送付した。
Kickstarter は即座に ComicMix のページへのアクセスを無効とする措置
をとった。その数週間後, 両当事者の弁護人による手紙のやり取りののち,
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ルニア州南部地区合衆国地方裁判所に訴訟を提起した。ComicMix は訴え
却下の申立て (ECF No. 8) をおこない, 商標権侵害を請求原因とする訴
えについては訴え却下の申立てが認められた (以下, 1 番目の訴え却下




(leave to amend) したため, DSE が再度, 訴状を補正したうえで訴えを
提起し, ComicMix が指名的フェア・ユースを理由に訴え却下の申立てを
おこなった。この 2 度目の申立てにおいては, 裁判所は訴え却下の申立
てを認めなかった (以下, 2 番目の訴え却下の申立てに対する決定,
“Second MTD Order,” ECF No. 51)
(78)
。ComicMix は次に, DSE の商標と不
正競争に関する請求に対して, 訴答に基づく判決を求める申立て (“MJP,”
ECF No. 54) をおこなった。これに対して DSE は, 申立てに反対する旨
の訴答 (Response in Opposition to the Motion, “Opp’n,” ECF No. 60) を
提出し, さらに ComicMix が, 申立てを支持する旨の反対訴答 (Reply in





南部地区合衆国地方裁判所は, ロジャーズ・テストの 1 点目につき,
｢ComicMix が, 原告の商標とされる標章を使用することは, “Boldly” の
論
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(77) Dr. Seuss Enterprises, L. P. v. ComicMix LLC, 256 F. Supp. 3d 1099 (S.
D. Cal. 2017).












と述べていることについて, 第 9 巡回区合
衆国控訴裁判所が「直接この例外について述べた」ことはないものの, 他
の地方裁判所では, この例外を適用できるとしたこともあることから,
Rogers 事件において合衆国憲法第 1 修正を根拠として DSE がおこなった
商標に関する請求を却下しないとの決定をおこなった。
(82)









カリフォルニア州南部地区合衆国地方裁判所は, Twentieth Century Fox

















376(376) 法と政治 70 巻 1 号 (2019 年 5 月)
(79) Dr. Seuss Enterprises, L. P. v. ComicMix LLC, 16-CV-2779-JLS (BGS),
2018 WL 2306733, at *2 (S. D. Cal. 2018). (citing First MTD Order 15).
(80) Id. (citing First MTD Order 15).
(81) Rogers, 875 F. 2d at 999 n. 5
(82) ComicMix, 16-CV-2779-JLS (BGS), 2018 WL 2306733, at *2 (citing First
MTD Order 17). ただし, 指名的フェア・ユースを適用した結果, DSE に
よる商標侵害の請求に対して, ComicMix がおこなった訴え却下の申立て
を認めた。See ComicMix, 256 F. Supp. 3d, at 111213.
(83) Empire, 875 F. 3d 1192 (9th Cir. 2017).




(a) ロジャーズ・テストの 1 点目について
まず, ロジャーズ・テストの 1 点目について, カリフォルニア州南部
地区合衆国地方裁判所は,「ある商標の使用は『それを使用する作品と何
の芸術的関連性もない』という場合にだけ, 合衆国憲法第 1 修正による
保護を受けるに値しない。言い換えれば, 関連性のレベルは, ただゼロを
超えていればよい」ため, “Boldly” のタイトルは, その書籍の内容にまっ
たく関連性がないとはいえない, とした。そ
(86)








ある」としたことから, “Boldly” のタイトルは, “Go!” のタイトルを使
用して “Go!” に言及するのと同時に, “Boldly” 自身の内容を描写してお





法と政治 70 巻 1 号 (2019 年 5 月) 377(377)
(85) Id. at *4.
(86) Id., at *4 (quoting E. S. S. Entm’t 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc., 547
F. 3d 1095, 1100 (9th Cir. 2008)).
(87) No.2 : 16-cv-5719-SVW-JC, 2016 WL 9185391(C.D. Cal. Oct. 25, 2016).
(88) ComicMix, 16-CV-2779-JLS (BGS), 2018 WL 2306733, at *4 (quoting CI
Games, 2016 WL 9185391 at *6).
(b) ロジャーズ・テストの 2 点目について
その作品の内容または出所に関して, その作品が明らかに誤認させるも
のではないことを要求するロジャーズ・テストの 2 点目については,「ロ












しかし本件では, そのような意見はないこと, また “Boldly” の著作権
に関するページには,「これはパロディ作品であり, CBS Studios または
DSE とは関係がなく, 承認も得ていません｡」と述べられており,「1976
年著作権法107 による免責。批判, 批評, ニュース報道, 教育, 奨学金,
教育, 研究, およびパロディの目的であれば『フェア・ユース』として許
可されます｡」という文言が掲載されていたのであって, その反対のこと,
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(89) Id. (quoting Brown, 724 F. 3d at 1245) (alteration in original) (quoting
Rogers, 875 F. 2d at 1001).
(90) Id. (quoting Brown, 724 F. 3d at 1246).
(91) Id. at *5. (citing MJP 56).





結果として, ロジャーズ・テストの 2 点両方が満たされたため, 原告




3. Gordon v. Drape Creative, Inc. 事件
(95)
(1) 事実の概要
コメディアンや作家, 俳優として活動する原告の Christopher Gordon
は, アナグマの一種であるラーテル (英語では Honey Badger, 日本語で
は別名としてミツアナグマ) という動物の生態や捕食の様子を撮影したナ
ショナル・ジオグラフィックによる動画にナレーションと音楽をかぶせて,
“The Crazy Nastyass Honey Badger”
(96)
というタイトルを付して2011年 1 月
18日に YouTube にアップロードした。Gordon のユーモラスなナレーショ
ンが評判となり, 動画の公開から 1 か月後には, この動画のなかで
Gordon が繰り返し発した “honey badger don’t care” や “honey badger don’t
論
説
法と政治 70 巻 1 号 (2019 年 5 月) 379(379)
(92) Id. (citing Second MTD Order 21).
(93) Id. (citing Rogers, 875 F. 2d at 999) (citation omitted) (citing also Brown,
724 F. 3d at 1246) (quotation omitted) (quoting ETW Corp. v. Jireh Publ’g,
Inc., 332 F. 3d 915 (6th Cir. 2003)).
(94) Id.
(95) 909 F. 3d 257 (2018).
(96) “The Crazy Nastyass Honey Badger (original narration by Randall)”
https://www.youtube.com/watch?v=4r7wHMg5Yjg (last visited January 18,
2019). 2019年 1 月現在で8,900万回視聴されている。
give a s***” (どちらも,「ラーテルは気にしない」の意味) というフレー
ズとラーテルのイラストが描かれたステッカーやポスター, マグカップな
どのグッズ, グリーティングカード, 絵本などが発売されるに至った。そ
こで Gordon は “honey badger don’t care” というフレーズを, オーディオ
ブックやマグカップ, 衣類, グリーティングカードなどのカテゴリーにお
いて, 特許商標庁 (United States Patent and Trademark Office, 以下,
PTO) に商標として登録した。人気の絶頂期には, Gordon はテレビやラ
ジオ番組に出演し, 雑誌のインタビューを受けた。また, ポップ歌手のテ
イラー・スウィフトなどの有名人が Gordon の動画に言及したり, アメリ
カン・フットボールの大学チームの最優秀選手候補者がその攻撃的なプレー
から “honey badger” というニックネームをつけられるなど, 動画は大き
な注目を浴びた。
2012年 1 月, Gordon は, ライセンス契約締結を目指して代理人を通じ
て被告の Drape Creative とメールでやり取りをおこなったものの, 結局,
合意には至らず, 最終的には別の複数の会社と, グリーティングカードを
含む様々なグッズの販売についてライセンス契約を締結した。これらのグッ
ズには, “honey badger don’t care” や “honey badger don’t give a s***” の
フレーズが使われ, たとえば Zazzle 社のグリーティングカードの表紙に
は “Honey Badger Don’t Care About Your Birthday.” (お前の誕生日なん
てラーテルにはどうでもいい) という言葉が記された。
一方, Drape Creative は, Gordon とライセンス契約を締結せずに,
“honey badger don’t care” や “honey badger don’t give a s***” のフレー
ズをわずかに変えるかたちで使用したグリーティングカードを製作し始め
ていた。たとえば, 誕生日カードを 2 種類製作し, その表紙にそれぞれ
異なるラーテルの写真を載せ, ラーテルのセリフとして “It’s Your Birth-
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(｢ラーテルが聞いたところによると, 今日は君の誕生日なんだってね｡｣)
という言葉を載せ, カードの内側には “Honey Badger don’t give a s***.”
のフレーズを印刷していた。ほかにも, ハロウィーン用のカードや選挙を
題材にしたグリーティングカードなどに, やはり “honey badger don’t
care” や “honey badger don’t give a s***” のフレーズをいくらか変えた言
葉を使用していた。
2015年 6 月, Gordon は Drape Creative らに対して, ランハム法違反な
どを主張して訴えを起こした。カリフォルニア州中部地区連邦地方裁判所
(The United States District Court for the Central District of California) は,
Rogers v. Grimaldi 事件で
(97)
示されたロジャーズ・テストを基に判断をおこ
ない, Drape Creative らのグリーティングカードは表現をともなう作品
(expressive work) であるため, Gordon は訴えを提起することができな
いとして, Drape Creative 勝訴とするサマリー・ジャッジメントを言い渡
した。Gordon が控訴した。
第 9 巡回区合衆国控訴裁判所は, グリーティングカードは表現をとも
なう作品であるため, 合衆国憲法第 1 修正による保護の対象であり, 商
標権侵害の請求を認めない判断をするにあたっては Rogers テストが適用





Drape Creative が再弁論 (rehearing) を求める申立てをお
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(97) 875 F. 2d 994 (2d Cir. 1989).
(98) Gordon v. Drape Creative, Inc., 897 F. 3d 1184 (2018).
(2) 判旨
① グリーティングカードにおける表現
Drape Creative のカードには, チャールズ・シュルツやサンドラ・ボイ
ントンのような創作的な芸術性は見てとれないが, 合衆国憲法第 1 修正
が保護する表現をともなう作品は「たとえ『アンナ・カレーニナ』や『市
民ケーン』と同等の表現をともなっていないとしても」保護されるとし,
Drape Creative のグリーティングカードが, 合衆国憲法第 1 修正により保
護される表現をともなう作品であるとした。
(99)
② ロジャーズ・テストの 1 点目について
ロジャーズ・テストの 1 点目について, 第 9 巡回区合衆国控訴裁判所





そのうえで, 7 枚のカードのうち 6 枚では, 表紙でイベントが重要なも
のとして取り扱われるであろうと期待させておいて, 中を開くと “honey
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(99) Id. at 269 (citing Brown, at 1241).
(100) Id. (citing Brown, at 1243 (internal alterations omitted) (quoting E. S. S.,
547 F. 3d at 1100)).
(101) Id.
③ ロジャーズ・テストの 2 点目について
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(102) Id. (citing Rogers, 875 F. 2d at 999).
(103) Id. (citing Brown, 724 F. 3d at 124546.)
(104) Id. at 26970.
(105) Id. at 270.
(106) Cf. Law & Order : Special Victims Unit (NBC Universal). 筆者注：“Law
& Order” は, ある事件についての警察の捜査の場面と裁判の場面とを描
いて20年間にわたって放映された, アメリカで最も人気のあるドラマの 1
つであり, 制作しているのは Twentieth Century Fox 社のライバルである
NBC である。“Law & Order” から派生したシリーズの 1 つに “Law &
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(107) Id. (citing Rogers, 875 F. 2d at 9991000).
(108) Id.
(109) Id.
(110) Id. at 271 (citing S. F. Arts & Athletics, Inc. v. U. S. Olympic Comm., 483
U. S. 522, 539, 107 S. Ct. 2971, 97 L. Ed. 2d 427 (1987)).
(111) Id.
(112) Id. (citing E. S. S., 547 F.3d at 110001).
ただ, 法律問題として, 第 9 巡回区合衆国控訴裁判所は Drape Creative
による Gordon の商標の使用が明らかに誤認させるものではないと判断す
ることができない, とし, 少なくとも, Drape Creative が単に Gordon の
商標を使用して最低限の自らの芸術的表現をおこなったにすぎないのかど
うか, つまり “Honey Badger don’t care” というフレーズがすべてである
ようなユーモアあふれるグリーティングカードの出所を特定するために






Creative のカードのいくつかにおいては, Gordon の商標が他に文章を付
け加えられることもなく使用されており, 消費者が出所を特定するために




が完璧ではないことは, たとえば, Drape Creative のカードは原則として
“honey badger don’t give a s***” のフレーズをいくらか変更して使用して
いることや, Drape Creative のウェブサイトをカードの裏表紙に挙げてい
ることからもいえるものの, 陪審が, Drape Creative が Gordon の商標を




以上の理由により, 第 9 巡回区合衆国控訴裁判所は地裁判決を覆し,
論
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Dr. Seuss Enterprises, L. P. v. ComicMix LLC 事件 (以下, ComicMix 事
件) はカリフォルニア州南部地区合衆国地方裁判所による決定であり,
Twentieth Century Fox Television v. Empire Distribution, Inc. 事件 (以下,
Empire 事件) および Gordon v. Drape Creative, Inc. 事件 (以下, Gordon






(1) Empire 事件と ComicMix 事件
ComicMix 事件で
(118)




による 1 番目の訴え却下の申立てに対する決定 (256 F. Supp. 3d 1099) に
おいては, ComicMix による指名的フェア・ユースの主張に対して, 原告
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(117) Id.
(118) 16-CV-2779-JLS (BGS), 2018 WL 2306733 (S. D. Cal. 2018).
裁判所は, 訴え却下の申立てにおいて指名的フェア・ユースを分析するこ
とに問題のないこと, DSE が ComicMix の主張の内容に反論しなかった
ことから, ComicMix による, DSE の商標権侵害の訴え却下の申立てを認
めた。また, ComicMix が指名的フェア・ユースに加えてロジャーズ・テ
ストについても言及していたため, ロジャーズ・テストに基づいて本件を




ついては, ComicMix が DSE の “Go!” の表紙のイメージやタイトルをい
くらか変更していること, また “Boldly” がパロディであり DSE から許諾
を得ていないものの, パロディは著作権法上のフェア・ユースであるとい
う免責の文言や, DSE から出資を受けていないことを明記していること
から, ComicMix の “Boldly” は消費者を明らかに誤認させるものではな
いとして, ComicMix による訴え却下の申立てを認めた。
(120)
その後, 原告の DSE が訴状を修正して再度請求をおこない, これに対
して被告の ComicMix が 2 番目の訴え却下の申立て (300 F. Supp. 3d
1073) をおこなった際には, ComicMix が, 最近主張されることがあまり
ない, 指名的フェア・ユースを主張した。この 2 番目の訴え却下の申立
てに対し, 裁判所は申立てを認めない旨の決定をおこなった。
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(119) ComicMix, 256 F. Supp. 3d at 111011 (2017).
(120) Id. at 111112.
(121) 875 F. 3d 1192, (9th Cir. 2017).
Rogers 事件の判断が, Empire 事件においても適用されるかどうかが争わ
れた。Empire Distribution は, Rogers 事件の脚注に, 原告と被告のタイ
トルが類似の場合にはロジャーズ・テストは適用されないであろうとの指
摘があることから, “Empire” の商標と Fox の番組のタイトルが類似であ
る本件にもこの脚注が適用されるため, ロジャーズ・テストを本件に適用
できないと主張した。しかし, 第 9 巡回区合衆国控訴裁判所は, この Em-
pire Distribution の主張を明確に否定した。その理由は, この脚注が他の
裁判所でも 1 度だけ指摘されたことがあるとはいえ, Rogers 事件判決を
おこなった第 2 巡回区合衆国控訴裁判所でさえ, この脚注を適用しないと
判断されたことがあるほか, 第 9 巡回区合衆国控訴裁判所の先例におい
ても適用を否定していることであった。
そしてこの Empire 事件判決を根拠に, ComicMix が訴答に基づく判決
を求めて申立てをおこなったのが, 上述の ComicMix 事件 (16-CV-2779-
JLS (BGS), 2018 WL 2306733) である。この申立てにおいて, カリフォ
ルニア州南部地区合衆国地方裁判所は, Empire 事件判決に賛同し, Em-
pire 事件にしたがって, ロジャーズ・テストを用いた判断をおこなった。






なお, この 1 番目の訴え却下の申立てに対する決定および 2 番目の訴
え却下の申立てに対する決定においては, DSE による著作権法侵害の主
張に対して, ComicMix はフェア・ユースを根拠に訴え却下の申立てをお
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ある被告による DSE の著作物の使用と性質については ComicMix 有利,
第 2 の要素である著作権で保護される DSE の作品の性質についてはやや
DSE 有利, 第 3 の要素である著作権で保護される DSE の作品全体からみ
て ComicMix により使用された部分の量と実質については ComicMix に
不利に働くものではない, 第 4 の要素については DSE 有利とし, これら









ロジャーズ・テストの 1 点目について, 本件では, グリーティングカー
ドでユーモアたっぷりに伝えるメッセージのおちとして Gordon の商標で
・・
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(122) ComicMix, 256 F. Supp. 3d 1099 (2017), ComicMix, 300 F. Supp. 3d 1073
(2017).
(123) 909 F. 3d at 261 (2018).
せるものとされるためには, 作品において商標権者の出資を受けているこ
とが積極的に記されていなければならないとされていたが, 第 9 巡回区
合衆国控訴裁判所はこの厳格な解釈を受け入れなかった。たとえ商標が使
用されているのみであっても, その使用されている商標から消費者が出所
を識別することはあり得るとし, Drape Creative はそれを知りながら
Gordon の商標を使用したと裁判所は指摘した。
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ことを示さなければならないとし, 先例がロジャーズ・テストの 1 点目
において要求してきた立証に, 新たに立証すべき点として付け加えていた。





進んでいるとみることも可能である。これまで, 第 9 巡回区合衆国控訴
裁判所は, 登録商標を使用して制作された, 表現をともなう数々の作品に
対して, ロジャーズ・テストを適用してきたが, それらすべての事例にお
いて, 合衆国憲法第 1 修正を重視して保護を与えてきた。本判決では,
冒頭で「ロジャーズ・テストは, 他人の商標を複製しただけのわずかな表









ロジャーズ・テスト 2 点目の「明らかな誤認」については, 今後, カ
論
説
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(125) Gordon, 897 F. 3d at 1195 (2018).
(126) Gordon, 909 F. 3d at 261.
リフォルニア州中部地区連邦地方裁判所で陪審が判断をおこなうことにな
るが, 第 9 巡回区合衆国控訴裁判所が指摘するように, 完全とはいえな

















かどうかについては判断しかねるとした Gordon 事件判決は, これまでと
は別の方向性を示す異色の事例といえるかもしれない。
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(127) 17 U. S. C. 107.
(128) 1976年著作権法に規定されるまでは, コモン・ロー上の抗弁として存
在していた。著作権法のフェア・ユースについては, 拙稿「アプロプリエー
ション・アート (appropriation art) におけるフェア・ユース―Cariou v.






















という信念をもって, 自らのグループ名を “THE SLANTS” と名付けて,
このグループ名の商標登録を出願したところ, PTO が出願を拒絶した。
その理由は, ランハム法が, 人物等の名誉を傷つける標章の登録を認めな
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(129) 137 S. Ct. 1744 (2017).
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(130) See 15 U. S. C. 1052 (a).
(131) See Tam, 137 S. Ct. 1744. 拙稿「生死を問わず人物等の名誉を傷つけ
るおそれのある標章の商標登録を認めないとするランハム法 (連邦商標法)
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Trademark Fair Use in Expressive Works :
Recent Suggestions in the U. S. Cases
Mami IEMOTO
Trademark is originally used for identifying the source of products. Nowa-
days, it is sometimes used as one of the other elements in expressive works.
And it often represents as a symbol of the times, society, culture or fashion
and takes an important parts of the works.
Trademark holders sometimes upset the way creators use their trademark
and send C&D letters to them even though the use is likely permissible
under the trademark laws. This may lead to chilling effects on the creators’
works and is a big concern for freedom of expression. Meanwhile, under the
federal Lanham Act and case law in the United States, expressive works
using trademarks are protected by fair use defenses which have been devel-
oped by federal circuit court decisions.
This article outlines the trademark law’s various fair use doctrines and
analyzes the recent fair use cases related to expressive works in the United
States to learn their suggestions how we deal with the expressive works
using trademarks.
